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POSTANOWIENIE

Dnia 30 czerwca 2020 r.

Sad Okregowy w Warszawie XXIl Wydziat
Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw Wspoélnotowych

w sktadzie nastepujacym:
Przewodniczacy sedzia SO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 czerwca 2020 r. w Warszawie
sprawy z wniosku O. spo6tki z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w miejscowosci

Pustynia
z udziatem M.B.

0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

I. udzieli¢ O. spéice z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w miejscowosci Pustynia

zabezpieczenia roszczen:

1. o nakazanie M. B. zaniechania naruszen prawa ochronnego na stowny znak towarowy ,MATRIX"
zarejestrowany w Urzedzie Patentowym RP pod numerem prawa ochronnego 176648, polegajacych
na oferowaniu, reklamowaniu, promowaniu i wprowadzaniu do obrotu suplementéow diety w

opakowaniach, na ktérych wystepuje oznaczenie stowne ,CREA MATRIX”,

poprzez:
a. nakazanie obowigzanemu - na czas trwania procesu - zaniechania oferowania, reklamowania,
promowania i wprowadzania do obrotu suplementéw diety w opakowaniach, na ktérych wystepuje
oznaczenie stowne ,CREA MATRIX,

b. zajecie - na czas trwania procesu - nalezagcych do obowigzanego opakowan suplementéw diety,
na ktérych wystepuje oznaczenie stowne ,CREA MATRIX", a takze wszelkich zwigzanych z tymi
suplementami diety materiatébw informacyjnych i reklamowych znajdujgcych sie w miejscu
prowadzenia przez obowigzanego dziatalnosci gospodarczej oraz we wszystkich innych miejscach

ujawnionych przez komornika w zwigzku z wykonywaniem zabezpieczenia;

2. 0 nakazanie obowigzanemu zaniechania naruszen prawa ochronnego na stowny znak towarowy
-MATRIX” zarejestrowany w Urzedzie Patentowym RP pod numerem prawa ochronnego 326407,
polegajgcych na oferowaniu, reklamowaniu, promowaniu i wprowadzaniu do obrotu suplementow
diety w opakowaniach, na ktérych wystepuje oznaczenie stowne ,CREA MATRIX”, poprzez:

a. nakazanie obowigzanemu - na czas trwania procesu - zaniechania oferowania, reklamowania,
promowania i wprowadzania do obrotu suplementéw diety w opakowaniach, na ktérych wystepuje
oznaczenie stowne ,CREA MATRIX”,

b. zajecie - na czas trwania procesu - nalezgcych do obowigzanego opakowan suplementéw diety,



na ktorych wystepuje oznaczenie stowne ,CREA MATRIX”, a takze wszelkich zwigzanych z tymi
suplementami diety materiatéw informacyjnych i reklamowych znajdujgcych sie w miegjscu
prowadzenia przez obowigzanego dziatalnosci gospodarczej oraz we wszystkich innych miejscach

ujawnionych przez komornika w zwigzku z wykonywaniem zabezpieczenia,

3. 0 nakazanie M.B. zaniechania popetniania czynéw nieuczciwej konkurencji polegajgcych na
oferowaniu, reklamowaniu, promowaniu i wprowadzaniu do obrotu suplementéow diety w

opakowaniach, na ktérych wystepuje oznaczenie stowne ,CREA MATRIX",

poprzez:
a. nakazanie obowigzanemu - na czas trwania procesu - zaniechania oferowania, reklamowania,

promowania i wprowadzania do obrotu suplementéw diety w opakowaniach, na ktérych wystepuje
oznaczenie stowne ,CREA MATRIX”,

b. zajecie - na czas trwania procesu - nalezacych do Obowigzanego opakowan suplementéw diety,
na ktorych wystepuje oznaczenie stowne ,CREA MATRIX", a takze wszelkich zwigzanych z tymi
suplementami diety materiatéw informacyjnych i reklamowych znajdujgcych sie w miejscu
prowadzenia przez Obowigzanego dziatalnosci gospodarczej oraz we wszystkich innych miejscach

ujawnionych przez komornika w zwigzku z wykonywaniem zabezpieczenia;
Il. oddali¢ wniosek w pozostatej czesci;

Ill. wyznaczyé O. spéice z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w miejscowosci Pustynia
dwutygodniowy termin dla wystgpienia wzgledem M.B. z pozwem obejmujgcym roszczenia okreslone
w pkt I.
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UZASADNIENIE

14 czerwca 2020 r. O. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w miejscowosci

Pustynia wniosta o udzielenie zabezpieczenia roszczen o:

1. nakazanie M. B. zaniechania naruszeh prawa ochronnego na stowny znak towarowy ,MATRIX,
zarejestrowany na rzecz uprawnionej w Urzedzie Patentowym RP pod numerem prawa ochronnego
176648, polegajgcych na oferowaniu, reklamowaniu, promowaniu i wprowadzaniu do obrotu
suplementow diety w opakowaniach, na ktérych wystepuje oznaczenie stowne ,CREA MATRIX,
poprzez:

a. nakazanie obowigzanemu - na czas trwania procesu - zaniechania oferowania, reklamowania,
promowania i wprowadzania do obrotu suplementéw diety w opakowaniach, na ktoérych wystepuje
oznaczenie stowne ,CREA MATRIX”,

b. zajecie - na czas trwania procesu - nalezgcych do obowigzanego opakowan suplementow diety, na
ktérych wystepuje oznaczenie stowne ,CREA MATRIX”, a takze wszelkich zwigzanych z tymi suple-
mentami diety materiatéw informacyjnych i reklamowych znajdujgcych sie w miejscu prowadzenia
przez obowigzanego dziatalnosci gospodarczej oraz we wszystkich innych miejscach ujawnionych

przez komornika w zwigzku z wykonywaniem zabezpieczenia;

2. nakazanie obowigzanemu zaniechania naruszen prawa ochronnego na stowny znak towarowy
-MATRIX”, zarejestrowany na rzecz uprawnionej w Urzedzie Patentowym RP pod numerem prawa
ochronnego 326407, polegajgcych na oferowaniu, reklamowaniu, promowaniu i wprowadzaniu do
obrotu suplementéw diety w opakowaniach, na ktérych wystepuje oznaczenie stowne ,CREA
MATRIX”, poprzez:

a. nakazanie obowigzanemu - na czas trwania procesu - zaniechania oferowania, reklamowania,
promowania i wprowadzania do obrotu suplementéw diety w opakowaniach, na ktérych wystepuje
oznaczenie stowne ,CREA MATRIX”,

b. zajecie - na czas trwania procesu - nalezgcych do obowigzanego opakowan suplementéw diety, na
ktérych wystepuje oznaczenie stowne ,CREA MATRIX”, a takze wszelkich zwigzanych z tymi suple-
mentami diety materiatéw informacyjnych i reklamowych znajdujgcych sie w miejscu prowadzenia
przez obowigzanego dziatalno$ci gospodarczej oraz we wszystkich innych miejscach ujawnionych

przez komornika w zwigzku z wykonywaniem zabezpieczenia;

3. nakazanie zaniechania popetniania czynéw nieuczciwej konkurencji polegajgcych na oferowaniu,
reklamowaniu, promowaniu i wprowadzaniu do obrotu suplementéw diety w opakowaniach, na ktérych
wystepuje oznaczenie stowne ,CREA MATRIX”, poprzez:

a. nakazanie obowigzanemu - na czas trwania procesu - zaniechania oferowania, reklamowania,
promowania i wprowadzania do obrotu suplementéw diety w opakowaniach, na ktérych wystepuje
oznaczenie stowne ,CREA MATRIX”,



b. zajecie - na czas trwania procesu - nalezgcych do obowigzanego opakowan suplementéw diety, na
ktérych wystepuje oznaczenie stowne ,CREA MATRIX", a takze wszelkich zwigzanych z tymi
suplementami diety materiatéw informacyjnych i reklamowych znajdujgcych sie w miejscu
prowadzenia przez obowigzanego dziatalnosci gospodarczej oraz we wszystkich innych miejscach

ujawnionych przez komornika w zwigzku z wykonywaniem zabezpieczenia.

Whiosta ponadto o zagrozenie obowigzanemu w trybie przepisu art. 756° w zw. z art. 1051' § k.p.c.,
nakazaniem zaptaty na rzecz uprawnionej kwoty 20.000 zt za kazdy dzien naruszenia obowigzku

zaniechania natozonego postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia.

Sad ustalit:

O. spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w miejscowosci Pustynia jest
przedsiebiorcg od trzydziestu lat dziatajgcym na rynku farmaceutycznym. Jest jednym z najwiekszych
producentdw na europejskim rynku suplementéw diety i lekbw OTC. Wchodzi w sktad grupy

kapitatowej, do ktérej nalezg takze spotka N. GmbH.

Uprawniona stworzyfa i prowadzi osrodek badawczo-rozwojowy, jeden z najbardziej innowacyj-
nych w Europie w branzy suplementéw diety i farmaceutykéw. Tylko w ostatnich 10 latach grupa O.
zainwestowata w nowe technologie i rozwdj (...) zt. Jej dbato$é o jakos$¢ i bez-pieczenstwo preparatéw

zostata doceniona w kraju i za granicg. Jakos¢ produktdéw uprawnionej zostata potwierdzona
nagrodami i certyfikatami instytucji certyfikujgcych i monitorujgcych rynek, $rodowisk naukowych i
konsumentow. (dowdd: odpis z rejestru przedsiebiorcow KRS k.33-49, wydruki ze stron internetowych
k.51-61)

Spotka O. jest uprawniona do serii znakéw towarowych ze wspdlnym elementem stownym

~Matrix”:

- stownego MATRIX zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP pod nr 176648, chronionego od
14.08.2003 r. dla towardéw z klas 5, 29, 30 klasyfikacji nicejskiej (5.: odzywki wzmacniajgce zawierajg-
ce preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentow; 29.: koncentraty
i odzywki wysokobiatkowe wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami; 30.: koncen-

traty i odzywki weglowodanowe i wysokoenergetyczne wzbogacone witaminami i solami mineralnymi)

- stownego MATRIX zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP pod nr 326407, chronionego od
6.09.2019 r. dla towaréw w klasach 5, 29, 30 klasyfikacji nicejskiej (5.: batony energetyzujgce
stanowigce zamienniki positkbw zawierajgce dodatki odzywcze; batony proteinowe wzbogacone o
skfadniki odzywcze do celéw leczniczych i profilaktycznych; suplementy diety; biatkowe suplementy
diety; suplementy diety zawierajgce biatko; suplementy diety skiladajgce sie z aminokwasow;
suplementy diety poprawiajgce kondycje i wytrzymatos¢; odzywcze suplementy diety; suplementy
diety dla sportowcéw; suplementy diety dla oséb ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi; dodatki
dietetyczne; dietetyczne dodatki do zywnosci; preparaty dietetyczne i odzywcze; mieszanki do picia
bedace suplementami diety; koktajle biatkowe; dodatki odzywcze; 29.: batony spozywcze na bazie
orzechdw; batoniki na bazie orzechéw bedgce zamiennikami positkow; batony organiczne na bazie

orzechow i ziaren; batony na bazie orzechéw i nasion; batoniki na bazie owocéw i orzechow; batoniki



na bazie owocéw bedgce zamiennikami positkdw; batony spozywcze na bazie soi; chipsy sojowe;
przekaski na bazie orzechow; przekgski na bazie mleka; masto z orzechoéw; masto kokosowe [olej
kokosowy]; masto migdatowe; pasty na bazie orzechdw; 30.: nielecznicze stodycze do zastosowania
jako czes$¢ diety polegajgcej na kontrolowaniu Kkalorii; batony zbozowe; batony zbozowe i
energetyczne; batoniki energetyczne na bazie zbdz; wysokoproteinowe batoniki zbozowe; batoniki
zbozowe bedgce zamiennikami positkow; batony spozywcze na bazie zbéz; produkty zbozowe w
postaci batonow; batoniki na bazie pszenicy; batoniki owsiane; batoniki muesli; batony czekoladowe;
batoniki z polewg czekoladowsg; batony gotowe do spozycia na bazie czekolady; batoniki na bazie
czekolady bedace zamiennikami positkéw; batoniki nugatowe w polewie czekoladowej; batony seza-
mowe; batony z orzechow w karmelu; orzeszki ziemne zatopione w karmelowym batoniku; batoniki
zawierajgce mieszanke ziaren, orzechow i suszonych owocow jako wyroby cukiernicze; cukierki,

batony i guma do zucia; pasty czekoladowe do smarowania; kremy czekoladowe; ciasto w proszku;

- stownego CREATINE STRONG MATRIX 7 zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP pod nr
220344, chronionego od 19.10.2007 r. dla towaréw w klasach 5 i 30 klasyfikacji nicejskiej (5.:
suplementy diety i inna zywnos¢ dietetyczna wzbogacona kreatyng, odzywki wzmacniajgce
wzbogacone kreatyng, preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwa-
lescentéw do celéw leczniczych, leki dla ludzi; 30.: koncentraty weglowodanowe i odzywki

weglowodanowe i wysokoenergetyczne wzbogacone kreatyng, witaminami i solami mineralnymi);

- stownego WHEY PRO MATRIX zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP pod nr 176646,
chronionego od 14.08.2003 r. dla towarow w klasach 5, 29, 30 klasyfikacji nicejskiej (5.: odzywki
wzmacniajgce zawierajgce preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwales-
centéw; 29.: koncentraty i odzywki wysokobiatkowe wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i
aminokwasami; 30.: koncentraty i odzywki weglowodanowe i wysokoenergetyczne wzbogacone

witaminami i solami mineralnymi);

VeRne i
- stowno-graficznego M@Eﬁj ﬁx zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP

pod nr 297181, chronionego od 11.02.2014 r. dla towardw i ustug w klasach 5, 29, 30, 35 klasyfikacji
nicejskiej (5.: produkty farmaceutyczne, w tym w szczegdlnosci: leki dla ludzi, preparaty dietetyczne
do celéw leczniczych, odzywki wzmacniajgce stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentéw do
celéw leczniczych; suplementy diety wspomagajace leczenie, preparaty wzbogacajgce organizm w
niezbedne witaminy i mikroelementy, dietetyczne Srodki spozywcze do celéw medycznych, diete-
tyczna zywnos¢ przystosowana do celow medycznych; 29.: koncentraty i odzywki wysokobiatkowe nie
do celdw medycznych, wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, w tym
zwlaszcza batony proteinowe, produkty mleczne takie jak: mleko jogurty, kefiry, sery, serwatki, napoje
mleczne lub z przewagg mleka; 30.: koncentraty weglowodanowe, odzywki weglowodanowe i
wysokoenergetyczne nie do celéow medycznych wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, w tym
zwlaszcza wysokoenergetyczne batony zbozowe; 35.: sprzedaz detaliczna i hurtowa towardw
obejmujgcych: produkty farmaceutyczne, w tym w szczegdlnosci: koncentraty i odzywki wysoko-
biatkowe nie do celéw medycznych, wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, w

tym zwlaszcza batony proteinowe, produkty mleczne takie jak: mleko jogurty, kefiry, sery, serwatki,



napoje mleczne lub z przewagg mleka, koncentraty weglowodanowe, odzywki weglowodanowe i
wysokoenergetyczne nie do celéw medycznych, wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, w tym
zwlaszcza wysokoenergetyczne batony zbozowe, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i
mineratami, napoje weglowodanowe, napoje energetyczne, napoje izotoniczne, napoje z sokdw owo-
cowych, nektary owocowe, w tym za posrednictwem Internetu (sprzedaz on-line), sprzedaz wysytkowa
powyzszych towaréw, marketing, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie,
reklama na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiatéw reklamowych, promocja sprzedazy
powyzszych towardéw i swiadczonych ustug, prezentacja oferty handlowej w Internecie, organizowanie

i wspotudziat w targach, wystawach i pokazach zwigzanych z promocjg powyzszych towarow;

VeRREEC
- stowno-graficznego M@Eﬁg ﬁx zarejestrowanego przez Biuro Miedzynarodowe

Swiatowej Organizacji Wtasnosci Intelektualnej 3.03.2014 r. pod nr 1212953, chronionego na
terytorium Unii Europejskiej dla towaréw i ustug w klasach 5, 29, 30, 32, 35 klasyfikacji nicejskiej.

(dowdd: swiadectwa ochronne i wydruki z baz urzedow rejestracyjnych k.63-86)

Uprawniona od 2005 r. produkuje i wprowadza do obrotu wysokobiatkowe batony ,Matrix”
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- srodki spozywcze zawierajgce biatko i
witaminy stuzgce do uzupetniania diety zwlaszcza w biatko, szybszej regeneracji po treningu,
zamienniki positku, zwilaszcza w diecie niskokalorycznej). Produkty te cieszg sie uznaniem i
popularnoscig wsrod klienteli uprawnionej. (dowdd: faktura z 15.02.2005 r. k.88-89, wydruk ze strony
internetowej k.91-93) Od 2003 r. ma w swej ofercie produkt pod nazwg ,WHEY PRO MATRIX”
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peptydu glutaminowego, wzbogacong w substancje antykataboliczne (glutamine i tauryne), aktywatory



metaboliczne (choline i inozytol z lecytyny) oraz witaminy i mineraty, zapewniajgce prawidiowy
przebieg proceséw metabolicznych przy zwiekszonym wysitku fizycznym i zwiekszonym spozyciu
biatek. (dowdd: faktura z 7.05.2003 r. k.95-96, wydruk ze strony internetowej k.98-107)

Od 2008 r. uprawniona wprowadza do obrotu produkt pod nazwg ,Dominator Creatine Strong
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zaspokajajgcy zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysitku fizycznym, zwilaszcza

sportowcow. (dowodd: faktura z 7.05.2008 r. k.109, wydruk ze strony internetowej k.111-117)

Sprzedaz produktéw pod markg MATRIX byta wspierana reklamg: prasowg, online, w social
mediach, przez sprzedawcow detalicznych, w ktérych ofercie znajdowaty sie te produkty. Dzieki
prowadzonym dziataniom reklamowym, marka MATRIX uzyskata rozpoznawalno$¢ na rynku, a

produkty uprawnionej osiggnety sukces sprzedazowy. (dowdd: oswiadczenie k.119-120)

M. B. jest przedsiebiorcg prowadzgcym pod firmg C. w Konstancinie-Jeziornej od 2005 r.

dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie sprzedazy suplementéw diety, zywnosci wzbogaconej i

podobnych produktéw m.in. za posrednictwem sklepu internetowego pod adresem: https:// (...).net/,

platformy (...).pl:
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i w sieci punktéw stacjonarnych. (dowéd: informacja z CEIDG k.128, wydruk ze strony internetowej
k.122-126) Obowigzany oferuje, reklamuje, promuje i wprowadza do obrotu suplementy diety pod
nazwami ,CREA MATRIX”, ,CREA MATRIX Muscle Care”, ,MUSCLE CARE CREA MATRIX 300G”

lub innymi z elementem stownym ,CREA MATRIX”, m.in. w opakowaniach o wyglgdzie:



. (dowdd: wydruki ze stron internetowych k.131-152, fotografie
k.154-155)

Obowigzany petni funkcje prezesa zarzadu M. spétki z ograniczong odpowiedzialnoscig z
siedzibg w Warszawie, w ktorej jest tez wspdlnikiem. Spotka ta jest producentem suplementéw diety
CREA MATRIX. (dowdéd: odpis z rejestru przedsiebiorcow KRS k.157-162, fotografie k.154-155) Na
swej stronie internetowej oferuje on takze produkty uprawnionej oznaczone MATRIX. (dowdd: wydruki

ze stron internetowych k.164-170)

Sad zwazyk

Zabezpieczenia roszczen wynikajgcych z naruszenia praw wtasnosci przemystowej i zasad
uczciwej konkurencji udziela sie na zasadach ogélnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie
zabezpieczenia w kazdej sprawie cywilnej podlegajacej rozpoznaniu przez sad lub sgd polubowny,
przed wszczeciem postepowania, jak i w jego toku (§ 2). Zgodnie z art. 730" k.p.c., wniosek powinien
zawiera¢ uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, ktory
istnieje wtedy, gdy jego brak uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie zapadtego w sprawie
orzeczenia lub w inny sposob uniemozliwi albo powaznie utrudni osiggniecie celu postepowania. Przy
wyborze sposobu zabezpieczenia sad uwzglednia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu

zapewni¢ nalezytg ochrone prawng, a obowigzanego nie obcigza¢ ponad potrzebe.

Zabezpieczenie roszczen pienieznych moze nastgpi¢ m.in. przez zajecie ruchomosci - art. 747
pkt 1 k.p.c. Jezeli jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniezne, sad udziela zabezpieczenia w taki
sposobb, jaki stosownie do okolicznosci uzna za odpowiedni, nie wylgczajgc sposobdw przewidzianych
do zabezpieczenia roszczen pienieznych, w szczegdolnosci sgd moze unormowaé prawa i obowigzki

stron na czas trwania postepowania - art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.

1. Odnosnie do naruszenia praw do znakéw towarowych:

Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub koncowemu
odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odréznienia go (bez
ewentualnosci wprowadzenia w btad) od towardéw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki Euro-
pejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 23.05.1978 r. w sprawie 102/77 H., z 18.06.2002 r. w sprawie
C-299/99 P., z 8.05.2008 r. w sprawie C-304/06 E wyrok Sadu Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w
sprawie T-157/08 I.)

Prawo wylgczne zostato przyznane, aby umozliwi¢ wiascicielowi znaku towarowego ochrone
jego szczegdlnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mogt spetia¢ witasciwe mu funkcje

wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub ustugi oraz gwarantowania ich jakosci, a takze



funkcje komunikacyjng, reklamowg i inwestycyjng. Wykonywanie prawa wytagcznego jest zastrzezone
dla przypadkow, w ktoérych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia wptywa lub moze
negatywnie wptywac na petnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunatu z 22.09.2011 r. w sprawie
C-482/09 B., a takze wyroki z 18.06.2009 r. w sprawie C-487/07 L’.., z 23.03.2010 r. w sprawach
potgczonych od C-236/08 do C-238/08 G.)

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej, przez
uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie wytgcznosé uzywania znaku towarowego w sposob zarob-

kowy lub zawodowy na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, polegajgcego w szczegdlnosci na:

1. umieszczaniu tego znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, ofero-
waniu i wprowadzaniu tych towaréw do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz sktadowaniu w celu
oferowania i wprowadzania do obrotu, a takze oferowaniu lub $wiadczeniu ustug pod tym znakiem;

2. umieszczaniu znaku na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do obrotu lub
zwigzanych ze $wiadczeniem ustug;

3. postugiwaniu sie nim w celu reklamy. (art. 154 p.w.p.)

Przepis art. 296 ust. 2 pkt 2 przyznaje natomiast wtascicielowi prawo do wylgcznego i nie-
zakldconego uzywania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, ktdre nie majg jego zgody,
uzywania w obrocie gospodarczym znaku podobnego do znaku towarowego, na ktéry udzielono
prawa ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do
towardéw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcéw w btad, ktére
obejmuje w szczegdlnosci ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na ktéry udzielono prawa

ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato
naruszone, lub osoba, ktorej ustawa na to zezwala, moze zada¢ zaniechania naruszania, wydania
bezpodstawnie uzyskanych korzyéci, a w razie zawinionego naruszenia rowniez naprawienia wyrzg-
dzonej szkody: na zasadach ogdélnych albo poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci odpowiada-
jacej optacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia
bylyby nalezne tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku. Przepis art.
286 p.w.p. stanowi natomiast, ze sad, rozstrzygajgc o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o bedacych witasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych
wytworach oraz $rodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w
szczegdblnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasgdzonej na

jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu.

Przepis art. 9 ust. 2b rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w
sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi natomiast,
ze bez uszczerbku dla praw wtasciciela nabytych przed datg zgtoszenia lub datg pierwszenstwa
unijnego znaku towarowego wiasciciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim,
ktére nie majg jego zgody, uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towardéw lub ustug,
oznaczenia, m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub

do niego podobne oraz jest uzywane w odniesieniu do towardéw lub ustug, ktére sg identyczne lub



podobne do towarow lub ustug, dla ktéorych znak ten zostat zarejestrowany, jezeli istnieje
prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcow w btad, ktére obejmuje prawdopodobienstwo

skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego (zaréwno unijnego, jak i
krajowego) oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna si¢ opiera¢ na ich zgodnosci
wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy poréwnywaé cato$ciowo, a decydujgce znaczenie
mie¢ beda elementy odrézniajgce, a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze zna-
kiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupetnien — wszystkie jego elementy,
lub gdy rozpatrywane jako catosé, wykazuje nieznaczne roznice, ktére nie zostang dostrzezone przez
przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20.03.2003 r. C-291/00 L.) Dwa znaki towarowe sg do
siebie podobne, jezeli z punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcéw, sg przynajmniej czesciowo
identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01
M.) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sg identyczne, czy tez mozna moéwi¢ zaledwie
o podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech
znakéw i ich catosciowego oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie
uwaznego i rozsgdnego przecigetnego konsumenta. (tak wyroki Trybunatu z 20.03.2003 r. w sprawie C-
291/00 L., z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 P.)

Dokonujgc oceny podobienstwa towardw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki cha-
rakteryzujace zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie ich rodzaj i przeznaczenie,
sposob uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze ich wzajemny,
konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sgdu z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00 E., z
4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 C.) Catosciowa ocena zaktada pewng wspotzaleznosé miedzy branymi
pod uwage czynnikami, w szczegdlnosci podobienstwem znakéw oraz podobienstwem towardw/ustug,
ktérych one dotycza, przy czym niski stopieh podobiehAstwa towaréw i ustug moze byé zréwnowazony
znaczacym stopniem podobienstwa znakdéw i odwrotnie. (zasada wzajemnej zalezno$ci - tak wyroki
Trybunatu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 M., z 13.09.2007 r. w sprawie C-234/06 I., z 18.12.2008 r. w
sprawie C-16/06 M.)

W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieAstwo wprowadzenia w btad istnieje, gdy
znaczna czes¢ wiasciwego kregu odbiorcow mogtaby zosta¢ sktoniona do omytkowego zakupu towaru
pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajgc, ze dane towary lub ustugi pochodzg z tego
samego przedsigbiorstwa), ewentualnie mogtaby uznac¢, ze dane towary lub ustugi pochodzg z przedsie-
biorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 C.,
z4.05.1999 r. w sprawach potgczonych C-108/97, C-109/97 W., z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 L.)
Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btgd powinno by¢ oceniane w sposdb catosciowy, wedtug
sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci
konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zaleznosci miedzy podobienstwem oznaczen i towarow
lub ustug, ktérych one dotyczg. (tak wyroki Trybunatu z 11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 S., z
23.03.2006 r. w sprawie C-206/04 M., z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 M., z 8.05.2014 r. w sprawie C-
591/12 P B. oraz wyroki Sgdu z 9.07.2003 r. w sprawie T-162/01 G. i z 20.01.2010 r. w sprawie T-
460/07 L.)
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Wiasciwy krag odbiorcow sktada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowanych,
dostatecznie uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie
ksztattowaé w zaleznosci od kategorii towaréw lub ustug. (tak wyroki Trybunatu z 22.06.1999 r. w
sprawie C-342/97 L., z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 L. i z 12.01.2006 r. C-361/04 R.) Przecietny
konsument rzadko ma mozliwo$¢ przeprowadzenia bezposredniego poréwnania roznych znakow
towarowych, musi zazwyczaj zda¢ sie na zachowany w pamieci nie-doskonaty ich obraz. Ryzyko
konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrézniajgcy znaku towarowego, ktéry wynika z
jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci na rynku). (tak wyroki Trybunatu z
22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 L., z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 S. i z 29.09.1998 r. w sprawie
C-39/97 C.)

Istnieje pewna wspoizaleznos¢ pomiedzy znajomoscig znaku wsrdd odbiorcéw, a jego charakte-
rem odrézniajgcym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odréznia-
jacy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrdzniajgcym charakterem wynikajgcym z jego znajo-
mosci wsréd odbiorcow, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w szcze-
golnosci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugos¢ okresu jego uzywania, wielkosé
inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promociji, udziat procentowy zainteresowa-
nych grup odbiorcéw, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzgcych z okreslo-
nego przedsiebiorstwa, jak rowniez oswiadczenia izb handlowych i przemystowych lub stowarzyszen
zawodowych. (tak wyrok Sadu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04 V.) Cigzar udowodnienia sity znaku

towarowego i jego odrézniajgcego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegajg wytgcznie przepisom rozporzgdzenia. W ust. 3

art. 9 stanowi, ze na podstawie ust. 2 mogg by¢ zakazane w szczegdélnosSci:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
b) oferowanie towardw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim

oznaczeniem lub oferowanie, lub Swiadczenie ustug pod tym oznaczeniem.

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia unijnego
znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje zakazujgcg okreslonych
dziatan. Stosuje réwniez srodki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, ktérych celem jest zapewnie-
nie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym istniejg inne
jeszcze sposoby (srodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, sad
powinien je, na wniosek powoda, zastosowac¢ do ochrony znaku unijnego. Odnosi sie to wprost do
przepisow art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p. Zgodnie z art. 131, do sgdoéw panstwa cztionkowskiego moze
by¢ zlozony wniosek o zastosowanie s$rodkéw tymczasowych (w tym zabezpieczajgcych) w
odniesieniu do unijnego znaku towarowego, ktére stosuje sie, na mocy prawa tego panstwa, do znaku

krajowego. (ust.1)
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Wylgcznosé spotki O. uzywania znakéw towarowych stownych i stowno-graficznych

VeRrelElin
M@Efﬁx z elementem stownym ,MATRIX (nr nr 176648, 326407, 220344,

176646 i 297181 na terytorium Polski, nr 1212953 na terytorium Unii Europejskiej) dla towaréw w
klasie 5 klasyfikacji nicejskiej - suplementéw diety wynika w sposéb niewatpliwy ze $wiadectw
rejestracji i wydrukow z baz urzedow rejestracyjnych. Dla identycznych towaréw obowigzany uzywa
oznaczenia CREA MATRIX =zawierajgcego dystynktywny element ,MATRIX” identyczny =z
odrézniajgcym wspolnym elementem serii znakdéw uprawnionej. Potencjalni nabywcy suplementow
diety (odzywek) moga btednie uznaé, Zze oznaczenie obowigzanego nalezy do serii znakow

towarowych spotki O. dobrze znanych i rozpoznawalnych w relatywnym kregu konsumentéw.

Jurydyczna koncepcja znakéw seryjnych, ktérych szersza ochrona nie wynika wprost z
przepisOw prawa wspolnotowego ani krajowego, zostata wypracowana w orzecznictwie (np. wyroki
Sadu z 23.02.2006 r. w sprawie T-194/03 B., z 16.04.2008 r. w sprawie T-181/05 C., wyroki Trybunatu
z 13.06.2011 r. w sprawie C-317/10 U.i z 24.03.2011 r. w sprawie C-552/09 K.) stuzgc m.in. ocenie
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btgd w przypadkach, w ktérych uprawniony dysponuje (i
wykonuje je) licznymi prawami do znakéw towarowych, ktore tgczy wspdlny element stowny, graficzny,

koncepcyjny (wspolna idea).

Sad podziela argumentacje uprawnionej przekonujgcej o istnieniu wysokiego ryzyka konfuzji
konsumenckiej. M.B. dopuszcza sie naruszenia praw do znakéw towarowych w sposéb zdefiniowany
w art. 9 ust. 2b rozporzadzenia i w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p,, spotce O. przystugujg zatem roszczenia
okreslone w art. 9 ust. 3 rozporzadzenia oraz art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p. Korzystanie przez
obowigzanego w dziatalnosci handlowej, w zwigzku z oferowaniem i wprowadzaniem do obrotu
odzywek oznaczonych CREA MATRIX zakiéca wykonywanie przez znaki towarowe uprawnionej
przynaleznych im funkcji oznaczenia pochodzenia, reklamowej i jakosciowej. Moze takze dziata¢ na

szkode charakteru odrézniajgcego tych znakéw prowadzgc do ich degeneracii.

2. Odnosnie do naruszenia regut uczciwej konkurencji:

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalnosci gospodarczej - w interesie
publicznym, przedsiebiorstw oraz klientdow, nie moze jednak by¢ traktowana jako instrument stuzgcy
wyeliminowaniu konkurencji w ogdle, w celu zachowania przez przedsiebiorce dominujgcej pozycji
rynkowej (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30.09.1998 r., | ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1).
Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest
kumulatywnym spetnieniem nastepujgcych przestanek:

- czyn ma charakter konkurencyjny,
- narusza lub zagraza interesowi innego przedsiebiorcy lub klienta,

- jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Sad podziela powszechnie przyjety w doktrynie i orzecznictwie poglad, iz przepis art. 3 w ust.

1 w sposdb ogdlny okresla czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przyktadowo
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niektore czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktére nalezy wykfadac tak, ze ogdine okreslenie i
przepisy uszczegotawiajgce czyn nieuczciwej konkurencji pozostajg w nastepujacych relacjach:

- wymienione w ustawie czyny nie tworzg zamknietego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne
mozna uzna¢ takze dziatanie niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko spetnia ono przestanki
zdefiniowane w art. 3 ust. 1,

- wymagania okreslone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszg sie do czynéw wymienionych w art. 5-
17, a klauzula generalna petni funkcje korygujgcg w stosunku do przepiséw szczegoéinych. Gdy dany
stan faktyczny, formalnie, spetnia przestanki z art. 5-17, w rzeczywistosci jednak dziatanie nie
wykazuje ktérego$ ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawnosci, sprzecznosci z dobrymi obyczajami),

uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest mozliwe.

Prawo konkurencji hotduje zasadzie priori tempore potior iure. Udzielenie ochrony zmierza do
zabezpieczenia stusznych interesow tego przedsiebiorcy, ktéry ponidést okreslone naktady na
zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocje okreslonego produktu, czy na rozpoznawalnosé

jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w kazdym przypadku wykazanie pierwszenstwa

rynkowedgo oraz zaistnienie okolicznosci wskazanych w rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej

konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujetego, ale odpowiadajgcego hipotezie art. 3 ust. 1.

Zgodnie z przepisem art. 10 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie
oznaczenie towardéw lub ustug, ktére moze wprowadzi¢ klientéw w btgd co do pochodzenia (ust. 1), a
takze wprowadzenie do obrotu towarow w opakowaniu mogacym wywotac skutki okreslone w ust. 1,
chyba ze zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione wzgledami technicznymi (ust. 2). Oceny
naruszenia regut uczciwej konkurencji na gruncie art. 10 dokonuje sie, stosujgc odpowiednio reguty
prawa znakow towarowych. Z przyczyn przedstawionych w pkt 1. mozna zatem uzna¢, ze M.B.
dopuscit sie naruszenia regut uczciwej konkurencji, o ktérych mowa w powotanym przepisie,
uprawniona moze wiec domagac sie zastosowania wzgledem niego sankcji z art. 18 ust. 1 u.z.n.k,,
zgodnie z ktérym w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiebiorca, ktérego interes
zostat zagrozony lub naruszony, moze zgda¢ m.in.:

1. zaniechania niedozwolonych dziatan;

2. usunigcia skutkéw niedozwolonych dziatan.

Uprawniona nalezycie uprawdopodobnita takze swdj interes prawny w uzyskaniu zabezpie-
czenia. Aby nie wystgpity niekorzystne dla niej skutki konieczne jest niezwtoczne zapewnienie ochrony
jej praw wytgcznych. Brak zabezpieczenia i dlugotrwate oczekiwanie na prawomocne rozstrzygniecie
sgdu o zakazaniu obowigzanemu naruszen pozbawi uprawniong ochrony prawnej i uniemozliwi
osiggniecie celu postepowania gtéwnego. Uzywanie przez obowigzanego w jego toku kwestionowa-
nych oznaczen bedzie utrwalaé negatywne skutki naruszenia poprzez zacieranie, w odbiorze
konsumentow, réznic pomiedzy towarami stron. Usuniecie skutkéw takich naruszeh w przysztoSci

moze okazac sie bardzo utrudnione, o ile w ogdle mozliwe.

Zadane sposoby zabezpieczenia odpowiadajg tresci przysztych roszczen. Zapewnig spotce O.
nalezytg ochrone prawng, a obowigzanego nie obcigzg ponad potrzebe, moze on bowiem prowadzi¢
dziatalno$é gospodarcza nie naruszajac praw i intereséw gospodarczych oséb trzecich. (art. 730" w
zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)
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Uznajac, iz zajecie naruszajgcych towarow nalezycie zabezpiecza wykonalnos¢ tymczaso-
wych zakazéw, Sad postanowit o oddaleniu wniosku o zagrozenie obowigzanemu nakazaniem zaptaty
na rzecz uprawnionej sumy przymusowej w znacznej kwocie 20.000 za kazdy dzieh naruszania
obowigzku zaniechania, w zaden sposéb nieusprawiedliwionej okolicznosciami sprawy. (a contrario
art. 756° § 1 k.p.c. wzw. z art. 1050" i art. 1051 k.p.c.) Sad oddalit wniosek takze w takim zakresie w
jakim Sad dokonat stylistycznych zmian sformutowan przysztych roszczen i sposobdéw jego

zabezpieczenia w poréwnaniu z trescig zadan.

Stosownie do art. 733 k.p.c., Sad wyznaczyt uprawnionej dwutygodniowy termin, w ktérym

pismo wszczynajgce postepowanie powinno by¢ wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.
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